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SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a quince de Abril de dos mil catorce.

La Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. Magistrados indicados al
margen, ha visto el recurso de casacion interpuesto por Leo Pharma, A.S., representada por el Procurador de
los Tribunales don Eusebio Gutiérrez Gomez, contra la sentencia dictada el cinco de marzo de dos mil doce,
por la Seccién Tercera de la Audiencia Provincial de Burgos , que resolvié el recurso de apelacién interpuesto,
en su dia, contra la que habia pronunciado el Juzgado de lo Mercantil nimero Uno de Burgos. Ante esta Sala
comparecio el Procurador de los Tribunales don Anibal Bordallo Huidobro, en representaciéon de Leo Pharma,
A.S, en concepto de parte recurrente. Es parte recurrida Leopharma, SL, representada por el Procurador de
los Tribunales don Pablo Sorribes Calle.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Por escrito registrado, por el Juzgado Decano de Burgos, el dos de septiembre de dos
mil diez, el Procurador de los Tribunales don Eusebio Gutiérrez Gémez, obrando en representacion de Leo
Pharma A.S. interpuso demanda de juicio ordinario contra Leopharma, SL.

En el escrito de demanda, la representacién procesal de Leo Pharma, A.S. alegé, en sintesis y en lo
gue importa para la decisién del conflicto, que la demandante era una sociedad fundada en Copenhague, en el
afio mil novecientos ocho, por dos farmacéuticos y que se dedicaba a la investigacion, desarrollo, fabricaciény
comercializacion de productos quimicos y farmacéuticos. Que Leo Pharma A.S. inici6 su actividad en Espafia
en el afilo mil novecientos noventa y tres, con la denominacidon Farmacusi, SA, mediante una joint venture
formada con Laboratorios Cusi, SA. Que, sin embargo, en el afio mil novecientos noventa y cinco, Farmacusi,
SA se convirtié en filial de Leo Pharma, la cual adquirié todas las acciones representativas de su capital. Que,
ademas, en el afio dos mil cinco Farmacusi, SA cambié su denominacién por la de Leo Pharma, SA, la cual
formaba parte del ambito de la Fundacién Leo, cuyo objetivo era fomentar la investigacion en areas de salud,
con inclusion de la medicina, la quimica y la investigacién farmacéutica.

También aleg6 que la demandada era una sociedad espafiola, con sede en Ledn, que habia iniciado
sus operaciones comerciales en el aiio dos mil uno y que se dedicaba a la venta de productos farmacéuticos,
medicamentos y aparatos médicos, ortopédicos y opticos.

Afiadio que cuando Leo Pharma A.S. se establecié en Espafia, en el referido afio mil novecientos
noventa y tres, mediante la indicada joint venture con Laboratorios Cusi, SA, se encontr6 con la existencia
de diversas marcas, denominativas y mixtas, registradas a nombre de terceros, que incluian la denominacioén
Leo. Que ya entonces Leo Pharma A.S. inicié actuaciones para adquirir esas marcas, lo que hizo, entre los
afios dos mil cinco y dos mil seis, respecto de todas las que incluian el denominativo Leo y distinguian, en
Espafia, productos de la misma clase que aquellos a cuya produccién o venta se dedicaba.

Igualmente indicé que, desde el afio mil novecientos noventa y tres, Leo Pharma A.S. habia utilizado
su denominacion social en Espafia y que, ademas, era titular, entre otras marcas espafiolas y comunitarias,
de las nimeros: 365 730, mixta - Leo con dibujo de un leén -, para diferenciar productos de las clases 1y 5;
y 368 810, denominativa - Leo -, para distinguir productos de las clases 1 y 5, ambas adquiridas en el afio
dos mil cinco, de Altana Pharma, SA.
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También refirié que la demandada adoptd la denominacién social Leopharma, SL, para el ejercicio de
sus actividades, consistentes en la comercializacion de productos, farmacéuticos y medicamentos. Que el
término Pharma, muy usado por empresas farmacéuticas, no era un elemento diferenciador de grado elevado
y que, ademas, la demandada utilizaba la denominacién Leopharma en el trafico econémico, como nombre
comercial y como denominacién social.

Afiadié, que existia practicamente identidad entre las respectivas denominaciones y que sucedia lo
mismo con el tipo de productos que integraba el objeto social de la demandada y al que se referian sus propias
marcas, por lo que concluyé afirmando la existencia del riesgo de confusidn o asociacién, de conformidad con
los criterios aplicables.

Ademas, aleg6 que la demandada era titular del nombre de dominio www.leopharma-sl.com . del que dijo
infringia sus derechos sobre las marcas nimeros 365 730y 368 810. Igualmente denuncid que ella también era
titular del nombre comercial Leo Pharma, protegido, pese a no estar registrado, por el articulo 8 del Convenio
de la Unidn de Paris , pues su representada lo usaba en Espafia desde mil novecientos noventa y tres.

Concluyé afirmando que habia requerido de cese a la demandada, el dos de agosto de dos mil diez,
como demostraba con el documento aportado con el nimero 12.

En el suplico de la demanda, la representacion procesal de Leo Pharma A.S. interes6 del Juzgado
de Primera Instancia competente una sentencia " por la que, estimando la demanda: 1.- Declare que la
denominacién social de la demandada, Leopharma, SL infringe las marcas namero 365 730 y 368 810,
titularidad de Leo Pharma, A.S. 2.- Declare que el nombre de dominio www.leopharma-sl.com infringe los
derechos marcarios de Leo Pharma A.S. derivados de la titularidad de las marcas ndmeros 365 730 y 368
810. 3.- Condene a la demandada a la cesacion de los actos que supongan, o puedan suponer, una infraccién
de los derechos de propiedad industrial que ostenta Leo Pharma, A.S y en particular, la cesacion del uso
de todos aquellos signos que infrinjan que infrinjan las marcas nimeros 365 730 y 368 810, titularidad de la
actora. 4.- Condene a la demandada a la supresién o modificacién de su denominacion social, Leopharma,
SL, eliminando de la misma el vocablo <Leo>, con apercibimiento de que de no verificar tal supresion o
modificacion, se ejecutara a su costa la cancelacién de su inscripcion en el Registro Mercantil de Leén,
librandose el oportuno mandamiento a dicho organismo. 5.- Condene a la demandada a la realizacién de
todos los actos y tramites que sean precisos para la cancelacion del nombre de dominio www.leopharma-
sl.com, a su costa; con apercibimiento de que de no verificarlo, se ejecutara a su costa librandose el oportuno
mandamiento a la autoridad publica con competencia en la asignacion, registro y cancelacion de los nombres
de dominio en internet. 6.- Ordene la publicaciéon de la sentencia condenatoria, a costa de la demandada,
mediante su anuncio en un diario de gran tirada de difusiéon nacional y en una publicacién especializada del
sector, dentro de los diez primeros dias siguientes a la notificacion de aquella. 7.- El pago de las costas de
este procedimiento, haciendo expresa declaracion al respecto .

SEGUNDO. La demanda fue repartida al Juzgado de lo Mercantil nimero Uno de Burgos, que la admitio
a trdmite, por auto de trece de septiembre de dos mil diez , conforme a las reglas del juicio ordinario, con el
namero 449/2010.

Leopharma, SL fue emplazada y se personé en las actuaciones representada por la Procurador de los
Tribunales dofia Lucia Ruiz Antolin, la cual, en tal condicién, contesté la demanda.

I.- En el escrito de contestacion de la demanda la representacion procesal de Leopharma, SL, opuso la
excepcion sustantiva de prescripcion de las acciones ejercitadas en la demanda, con invocacion del articulo
45 Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas .

Aleg6 que la demandante habia adquirido sus marcas el veintidés de febrero de dos mil seis y que
ella se habia constituido por escritura de veintidés de junio de dos mil uno, con una denominacién que habia
sido autorizada por el Registro Mercantil Central e inscrita el dieciocho de julio de dos mil uno. Que, desde
entonces, ejercia su actividad, como distribuidora y comisionista de otras empresas. Que, en definitiva, estaba
presente en el mercado desde el afio dos mil uno, como demostraba con los documentos aportados con los
nameros 4 a 21. Que, en conclusidn, las acciones ejercitadas en su contra en la demanda habian podido serlo,
por la entidad que cedié sus marcas a la demandante, ya desde entonces.

Por otro lado, la representacién procesal de la demandada negé la existencia de riesgo de confusion
entre los signos confrontados, con el argumento de que la actividad de la misma no podia entrar en colision
con la de la demandante.
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A su vez, la representacion procesal de Leopharma, SL formulé reconvencion contra Leo Pharma A.S.,
mediante escrito en el que, en sintesis y en lo que importa para la decisién del conflicto, alegé que era titular
de la denominacion social, desde el dieciocho de julio de dos mil uno, y, ademas, de la marca niumero 2 520
663, desde el diecisiete de junio de dos mil tres.

Afadio que la demandante utilizaba la denominacion Leo Pharma A.S. y su nombre comercial, en
Espafia, desde dos mil cinco, con infraccion de sus afirmados derechos.

Por ello, en el suplico del escrito de reconvencion, la representacion procesal de Leopharma, SL interesé
del Juzgado de lo Mercantil nimero Uno de Burgos una sentencia " por la que, desestimandose integramente
la demanda, se absuelva a mi mandante de todos y cada uno de los pedimentos contenidos en el suplico de la
misma; y, a su vez, estimandose integramente nuestra demanda reconvencional se condene a la demandante
reconvenida a cesar en la utilizacion de la denominacion o nombre comercial <Leo Pharma>, procediendo a
la modificacion de su denominacion social; y todo ello con expresa imposicion de las costas de esta instancia
a la demandante reconvenida ".-

I.- De la reconvencién se dio traslado a la representacion procesal de la demanda Leo Pharma A.S., la
cual presento escrito de contestacidn, en el que, en sintesis y en lo que importa para la decisién del conflicto,
aleg6 que le habia producido sorpresa, dado lo infundado de la misma. Negé que la demandada ostentase
derecho prioritario alguno respecto de su denominacién social, la cual utilizaba en Espafia desde el afio mil
novecientos noventa y tres, y alegé que era improcedente la invocacion del articulo 7 de la Ley 17/2001, de
7 de diciembre , de marcas.

En el suplico del escrito de contestacién a la reconvencién, la representacion procesal de Leo
Pharma A.S. interes6 del Juzgado de lo Mercantil nimero Uno de Burgos una sentencia que desestimara la
reconvencion con imposicion de las costas correspondientes a la demandada.

TERCERO. El Juzgado de lo Mercantil nimero Uno de Burgos, celebrados los actos de audiencia
previa y del juicio, practicada la prueba que, propuesta, habia sido admitida, dictd sentencia en el juicio
ordinario numero 449/2010, con fecha diecinueve de septiembre de dos mil once, con la siguiente parte
dispositiva: " Fallo. Que estimando como estimo la demanda presentada por el Procurador Sr. Gutiérrez
GOmez en representacion de la mercantil Leo Pharma A.S., debo declarar y declaro que la denominacion
social de la sociedad demandada Leopharma, SL, infringe las marcas ndmeros 365 730 y 368 810, titularidad
de la demandante, debiendo declarar y declaro que el nombre de dominio www.leopharma-sl.com . infringe
los derechos marcarios de la actora derivados de la titularidad de las citadas marcas, debiendo condenar y
condeno a la demandada a la cesacién de los actos que supongan, o puedan suponer, una infraccién de los
derechos de propiedad industrial que ostenta la actora y en particular, la cesacién del uso de todos aquellos
signos que infrinjan las referidas marcas, asimismo debo condenar y condeno a la demandada a la supresion
o modificacién de su denominacién social, eliminando de la misma El vocablo <Leo>, con apercibimiento
de que no verificar tal supresion o modificacion, se ejecutard a su costa la cancelacion de su inscripcion
en el Registro Mercantil de Ledn, librandose el oportuno mandamiento a dicho organismo, debo condenar y
condeno a la demandada a realizacion de todos los actos y trAmites que sean precisos para la cancelacion del
nombre de dominio www.leopharma-sl.com, a su costa; con apercibimiento de que no verificarlo se ejecutara
a su costa librandose el oportuno mandamiento a la autoridad publica con competencia en la asignacion,
registro y cancelacion de los nombres de dominio en internet, debiendo ordenar y ordeno la publicacion de
la sentencia condenatoria, a costa de la demandada, mediante su anuncio en un diario de gran tirada de
difusién nacional y en una publicacion especializada del sector, dentro de los diez primeros dias siguientes
a la notificacion de aquella, con expresa imposicion de costas a la demandada. Que desestimando, como
desestimo, la reconvencion planteada por la Procuradora Sra. Ruiz Antolin, en nombre y representacion de
la sociedad Leopharma SL, debo absolver y absuelvo a la mercantil Leo Pharma A.S, de los pedimentos
ejercidos en su contra, en cuanto a las costas procede su imposicién a la parte reconviniente" .

CUARTO. La sentencia del Juzgado de lo Mercantil nUmero Uno de Burgos recaida en el juicio ordinario
namero 449/2010, con fecha diecinueve de septiembre de dos mil once, fue recurrida en apelacién por
Leopharma, SL.

Las actuaciones se elevaron a la Audiencia Provincial de Burgos, en la que se turnaron a la Seccion
Tercera de la misma, la cual tramité el recurso con el numero 480/2011 y dicté sentencia con fecha cinco
de marzo de dos mil doce , con la siguiente parte dispositiva: " Fallamos. Que, estimando el recurso de
apelacion interpuesto por la Procurador dofia Lucia Ruiz Antolin, contra la sentencia dictada por el Juzgado
de lo Mercantil nimero Uno de Burgos, en los autos de juicio ordinario 449/2010, con revocacion de la misma
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se dicta otra que desestima la demanda formulada por Leo Pharma, A.S., contra Leopharma, SL, a la que
se absuelve todos los pedimentos de la demanda, con imposicidn de las costas a la parte actora. Asimismo
se desestima la reconvencién con imposicion de costas a la parte demandada. No se hace imposicion de las
costas causadas en el recurso ".

QUINTO. La representacion procesal de Leo Pharma A.S. interpuso recurso de casacion contra la
sentencia dictada por la Seccion Tercera de la Audiencia Provincial de Burgos, en el rollo nimero 480/2011,
de fecha cinco de marzo de dos mil doce .

Las actuaciones se elevaron a la Sala Primera del Tribunal Supremo, la cual, por auto de veinticinco
de junio de dos mil trece , decidio: " Admitir el recurso de casacion interpuesto por la representacion procesal
de la entidad Leo Pharma, A.S. contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Burgos (Seccién
Tercera), con fecha cinco de marzo de dos mil doce, en el rollo de apelacion nimero 480/2011 , dimanante
de los autos de juicio ordinario nimero 449/2010 del Juzgado de lo Mercantil nimero Uno de Burgos ".

SEXTO. El recurso de casacion interpuesto por la representacion procesal de Leo Pharma A.S., contra
la sentencia dictada por la Seccion Tercera de la Audiencia Provincial de Burgos, en el rollo nimero 480/2011,
el cinco de marzo de dos mil doce , se compone de tres motivo en los que la recurrente, con apoyo en la norma
tercera del apartado 2 del articulo 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , denuncia:

PRIMERO . La infraccion de los articulos 34 , 40 , 41 y 46 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de
marcas.

SEGUNDO . La infraccion del articulo 34, apartado 2, letra b), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre ,
de marcas.

TERCERO. La infraccion del articulo 8 del Convenio de la Unién de Paris .

SEPTIMO. Evacuado el traslado conferido al respecto, el Procurador don Pablo Sorribes Calle, en
nombre y representacion de Leopharma, SL, impugno el recurso, solicitando se declarase no haber lugar al
mismo.

OCTAVO. No habiéndose solicitado por todas las partes la celebracion de vista publica, se sefialé como
dia para votacion y fallo del recurso el diecinueve de marzo de dos mil catorce, en que el acto tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Jose Ramon Ferrandiz Gabriel,
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. Resumen de los antecedentes.

Leo Pharma A.S., en la condicién de titular, por haberlas adquirido, en el afio dos mil seis, de quien lo
habia sido antes, de las marcas espafiolas nimeros 365 730y 368 810 - concedidas, en el afio mil novecientos
sesentay uno, para diferenciar productos quimicos y preparaciones farmacéuticas -, alegoé en la demanda que
la utilizacion en el mercado por la demandada, Leopharma, SL - que desde su constitucion, en el afio dos mil
uno, se dedicaba a la distribucion de productos farmacéuticos - de su denominacion social y del nombre de
dominio www.leopharma-sl.com , causaba riesgo de confusién sobre el origen empresarial de los respectivos
productos.

Por esa razon pretendid, previa declaracion de la realidad de las invasiones del &mbito de sus derechos
de exclusion, la condena de Leopharma, SL a cesar en tales usos 'y, en particular, a modificar su denominacion
social, en el sentido de eliminar de ella el término " Leo ".

Dichas pretensiones fueron estimadas en la primera instancia y desestimadas en la segunda, pero no
porgue no existiera riesgo de confusion - expresamente afirmado en el fundamento de derecho cuarto de la
sentencia de apelacion -, sino porque la Audiencia Provincial considerd que, antes de su adquisicion por Leo
Pharma A.S., las marcas prioritarias habian convivido pacificamente con la denominacion de Leopharma, SL,
durante mas de cinco afios.

Contra la sentencia de apelacion interpuso Leo Pharma A.S. recurso de casacion, por tres motivos.

SEGUNDO. Enunciado y fundamentos del primer motivo del recurso de casacion de la
demandante.

Con fundamento en la norma tercera del apartado 2 del articulo 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ,
Leo Pharma A.S. denuncia la infraccion de los articulos 34 , 40, 41y 46 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre ,
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de marcas, con el siguiente enunciado: " la sentencia recurrida inaplica la doctrina jurisprudencial [...] relativa
a la imprescriptibilidad de las acciones derivadas de la violacion del derecho de marcas cuando los actos de
infraccién se repiten en el tiempo (actos continuados), basandose en una prescripcién sobrevenida de las
acciones correspondientes al titular de las marcas de autos, como consecuencia del cambio de titularidad de
las mismas ".

Con tal formulacién la recurrente sefiala la incorrecta aplicacion que considera hizo el Tribunal de
apelacion, respecto de las acciones ejercitadas en la demanda por violacién de sus marcas, de la doctrina de
la prescripcion en el caso de infracciones continuadas.

TERCERO. Estimacién del motivo.

Hay supuestos en los que la lesion del derecho sobre la marca perdura en el tiempo por un
comportamiento continuado, lo que determina que permanezca mientras éste no cese. En tales casos, si
no hay norma que lo excluya, la moderna jurisprudencia entiende que, al subsistir o renovarse la situacion
antijuridica a que responde el ejercicio de la accién, sucede lo propio con la posibilidad de ejercicio de la
misma vy, al fin, con el inicio del cdmputo del plazo de prescripcién, renovado en tanto perdure la infraccion
continuada o su repeticién. Al respecto, sentencias de 20 de enero de 2010 - recurso nimero 1370/2005 - y
721/2010 , de 16 de noviembre -.

El Tribunal de apelacion - que no aplico la norma del articulo 52, apartado 2, de la Ley 17/2001 , prevista
para la nulidad relativa; y que no se veia en la precision de aplicar la del articulo 45, apartado 2, de la misma
Ley, ya que la demandante no habia reclamado indemnizacion de dafios -, no siguio la referida jurisprudencia,
pues declaro prescrita las acciones de violacién ejercitadas en la demanda, tomando en consideracion el
tiempo transcurrido desde que la demandada dio inicio al comportamiento infractor - lo que ocurrié mientras las
marcas pertenecieron a quien luego las transmiti6 a la demandante -, pero no la continuidad de éste, acaecido
después de que Leo Pharma A.S. hubiera adquirido los signos e, incluso, interpuesto la demanda.

Procede, por ello, estimar el recurso, casar la sentencia recurrida y desestimar la apelacion interpuesta
en su dia por Leophrama, SL contra la sentencia de la primera instancia, cuya parte dispositiva es compatible
con la referida jurisprudencia.

La estimacion de este motivo convierte en innecesario el examen de los demas, en los que la recurrente
utiliza vias subsidiarias de defensa de la sentencia de primera instancia.

CUARTO. Régimen de las costas.

En aplicacién del articulo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , sobre las costas del recurso de casacion
no procede pronunciamiento de condena.

En cuando a las costas de la primera instancia reiteramos la decision del Juzgado de lo Mercantil.

Respecto de las costas de la apelacion, no obstante haber declarado procedente la estimacion del
recurso, el pronunciamiento no ha de ser de condena, ya que la fundamentacion de la sentencia apelada
respecto de la prescripcion extintiva opuesta por la demandada, era discutible.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo espafiol y su Constitucién.
FALLAMOS

Declaramos haber lugar al recurso de casacion interpuesto por Leo Pharma, A.S. contra la Sentencia
dictada, con fecha cinco de marzo de dos mil doce, por la Secciéon Tercera de la Audiencia Provincial de
Burgos .

Casamos dicha sentencia y, en su lugar, desestimamos el recurso de apelacion interpuesto por
Leopharma, SL, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nimero Uno de Burgos, en el juicio
ordinario numero 449/2010, el diecinueve de septiembre de dos mil once.

Sobre las costas de los recursos de apelacion y de casacion no formulamos pronunciamiento de
condena.

Librese a la mencionada Audiencia la certificacién correspondiente, con devolucién de los autos y rollo
de apelaciéon remitidos.

Asi por esta nuestra sentencia, que se insertara en la COLECCION LEGISLATIVA pasandose al
efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-Jose Ramon Ferrandiz Gabriel.-
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Antonio Salas Carceller.-Ilgnacio Sancho Gargallo.-Rafael Saraza Jimena.-Sebastian Sastre Papiol.- Firmado
y rubricado.- PUBLICACION.- Leida y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Jose Ramon
Ferrandiz Gabriel, Ponente que ha sido en el tramite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia

Pudblica la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el dia de hoy; de lo que como Secretario de la misma,
certifico.



